BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 32/08 An Verkindungs Statt
zugestellt am
(Aktenzeichen) 8. Oktober 2009

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 304 66 508

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 28. Mai 2009 unter Mitwirkung der Richterin Bayer

als Vorsitzende sowie des Richters Merzbach und der Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Be-
schluss der Markenstelle fur Klasse 42 des DPMA vom
11. April 2008 teilweise aufgehoben, namlich soweit der Wi-
derspruch aus der Gemeinschaftsmarke 3999315 hinsichtlich
der Dienstleistungen ,Dateiverwaltung mittels Computer,
Prasentation von Firmen im Internet und anderen Medien,
Vermietung von Werbeflachen, auch im Internet (Bannerex-
change), Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontak-
ten, auch Uber das Internet, Werbung im Internet fir Dritte*
und der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 2276483
hinsichtlich der Dienstleistungen ,Nachrichten- und Bild-
Ubermittlung mittels Computer, Bereitstellen von Internetzu-
gangen, Bereitstellen von Informationen im Internet, Bereit-
stellung von Plattformen im Internet, Bereitstellung von Por-
talen im Internet, Betrieb von Chatlines, Chatrooms und Fo-
ren, E-Mail-Dienste, Weiterleiten von Nachrichten aller Art an
Internetadressen (Webmessaging), Aktualisieren von Com-
putersoftware, Aktualisieren von Internetseiten, Beratung bei
der Gestaltung von Homepages und Internetseiten, Beratung
fur Telekommunikationstechnik, Bereitstellung von Compu-
terprogrammen in Datennetzen, Betrieb von Suchmaschinen
fur das Internet, Computersystemdesign, Datensicherung,

Datenverwaltung auf Servern, Design von Computersoft-



ware, Design von Homepages und Webseiten, Dienstleis-
tungen einer Datenbank, EDV-Beratung, Erstellen von Web-
seiten, Gestaltung und Unterhalt von Websites fur Dritte,
Hard- und Softwareberatung, Implementierung von EDV-
Programmen in Netzwerken, Installieren von Computerpro-
grammen, Konfiguration von Computernetzwerken durch
Software, Konvertieren von Computerprogrammen und Da-
ten (ausgenommen physische Veranderung), Konzeptionie-
rung von Webseiten, Kopieren von Computerprogrammen,
Nachforschungen, Recherchen in Datenbanken und im In-
ternet fur Dritte, redaktionelle Betreuung von Internetauftrit-
ten, technische Beratung, Vermietung von Computersoft-

ware" zuriickgewiesen wurde.

Die angegriffene Marke ist auf Grund des Widerspruchs aus
der Gemeinschaftsmarke 3999315 hinsichtlich der Dienst-
leistungen ,Dateiverwaltung mittels Computer, Prasentation
von Firmen im Internet und anderen Medien, Vermietung von
Werbeflachen, auch im Internet (Bannerexchange), Vermitt-
lung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch tber das
Internet, Werbung im Internet fur Dritte* und auf Grund des
Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 2276483 hin-
sichtlich der Dienstleistungen ,Nachrichten- und Bilduber-
mittlung mittels Computer, Bereitstellen von Internetzugén-
gen, Bereitstellen von Informationen im Internet, Bereitstel-
lung von Plattformen im Internet, Bereitstellung von Portalen
im Internet, Betrieb von Chatlines, Chatrooms und Foren,
E-Mail-Dienste, Weiterleiten von Nachrichten aller Art an In-
ternetadressen (Webmessaging), Aktualisieren von Compu-
tersoftware, Aktualisieren von Internetseiten, Beratung bei

der Gestaltung von Homepages und Internetseiten, Beratung



fur Telekommunikationstechnik, Bereitstellung von Com-
puterprogrammen in Datennetzen, Betrieb von Suchmaschi-
nen fur das Internet, Computersystemdesign, Datensiche-
rung, Datenverwaltung auf Servern, Design von Computer-
software, Design von Homepages und Webseiten, Dienst-
leistungen einer Datenbank, EDV-Beratung, Erstellen von
Webseiten, Gestaltung und Unterhalt von Websites fur Dritte,
Hard- und Softwareberatung, Implementierung von EDV-
Programmen in Netzwerken, Installieren von Computerpro-
grammen, Konfiguration von Computernetzwerken durch
Software, Konvertieren von Computerprogrammen und Da-
ten (ausgenommen physische Veranderung), Konzeptionie-
rung von Webseiten, Kopieren von Computerprogrammen,
Nachforschungen, Recherchen in Datenbanken und im In-
ternet fur Dritte, redaktionelle Betreuung von Internetauftrit-
ten, technische Beratung, Vermietung von Computersoft-

ware” zu loschen.

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurtickgewie-
sen, soweit der Widerspruch aus der Gemeinschafts-
marke 2276483 hinsichtlich der Dienstleistungen ,Durchfiih-
rung von Auktionen und Versteigerungen, auch im Internet,
Zur-Verfugung-Stellen von Webspace (Webhosting), Ver-
mietung und Wartung von Speicherplatzen zur Benutzung
als Websites fir Dritte (Hosting), Vermietung von Speicher-
platz im Internet, Vermietung von Webservern, Wartung von
Internetzugdngen, Zur-Verfiigung-Stellen von Speicherkapa-
zitditen zur externen Nutzung (Webhousing), Zurverfi-
gungstellung von Speicherplatzen im Internet* im Erinne-

rungsbeschluss zuriickgewiesen worden ist.



4. Die Beschwerde der Widersprechenden ist, soweit sie sich gegen
die Zurickweisung des Widerspruchs aus der Gemeinschafts-
marke 2276483 hinsichtlich der Dienstleistungen ,Dateiverwaltung
mittels Computer, Prasentation von Firmen im Internet und ande-
ren Medien, Vermietung von Werbeflachen, auch im Internet
(Bannerexchange), Vermittlung von Handels- und Wirtschafts-
kontakten, auch tber das Internet, Werbung im Internet flr Dritte”
richtet, derzeit gegenstandslos.

Grinde

Die am 22. November 2004 angemeldete Marke

FOURTYSIX

ist am 4. Mai 2005 u. a. fur die Dienstleistungen

,35 Dateiverwaltung mittels Computer, Durchfiihrung von Auktio-
nen und Versteigerungen, auch im Internet, Prasentation von Fir-
men im Internet und anderen Medien, Vermietung von Werbefla-
chen, auch im Internet (Bannerexchange), Vermittlung von Han-
dels- und Wirtschaftskontakten, auch Uber das Internet, Werbung

im Internet fur Dritte;



38 Nachrichten- und Bildubermittlung mittels Computer, Bereit-
stellen von Internetzugéngen, Bereitstellen von Informationen im
Internet, Bereitstellung von Plattformen im Internet, Bereitstellung
von Portalen im Internet, Betrieb von Chatlines, Chatrooms und
Foren, E-Mail-Dienste, Weiterleiten von Nachrichten aller Art an

Internetadressen (Webmessaging);

42  Zur-Verfugung-Stellen von Webspace (Webhosting), Aktuali-
sieren von Computersoftware, Aktualisieren von Internetseiten,
Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten,
Beratung fur Telekommunikationstechnik, Bereitstellung von
Computerprogrammen in Datennetzen, Betrieb von Suchma-
schinen fur das Internet, Computersystemdesign, Datensicherung,
Datenverwaltung auf Servern, Design von Computersoftware, De-
sign von Homepages und Webseiten, Dienstleistungen einer Da-
tenbank, EDV-Beratung, Erstellen von Webseiten, Gestaltung und
Unterhalt von Websites fur Dritte, Hard- und Softwareberatung,
Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerken, Installie-
ren von Computerprogrammen, Konfiguration von Computernetz-
werken durch Software, Konvertieren von Computerprogrammen
und Daten (ausgenommen physische Verénderung), Konzeptio-
nierung von Webseiten, Kopieren von Computerprogrammen, re-
daktionelle Betreuung von Internetauftritten, technische Beratung,
Vermietung und Wartung von Speicherplatzen zur Benutzung als
Websites fur Dritte (Hosting), Vermietung von Computersoftware,
Vermietung von Speicherplatz im Internet, Vermietung von Web-
servern, Wartung von Internetzugangen, Zur-Verfugung-Stellen
von Speicherkapazitaten zur externen Nutzung (Webhousing),

Zurverfuigungstellung von Speicherplatzen im Internet*



unter der Nummer 304 66 508 in das Markenregister eingetragen worden.
Der Inhaber der am 27. Juni 2001 fur die Waren

.9  Elektrische, fotografische, Film-, optische, W&age-, Mess-,
Signal-, Kontroll-, Rettungs-, Unterrichtsapparate und -instru-
mente; Gerate zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe
von Bild, Ton wund Daten; Magnetaufzeichnungstréager,
Schallplatten, Kassetten, CDs, CD-ROMs, DVDs; Verkaufsauto-
maten und Mechaniken fir geldbetatigte Apparate; Datenverar-

beitungsgerate; Computerhardware und -software.

16 Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien;
Druckereierzeugnisse; Fotografien; Poster und Plakate; Schreib-
waren; Kunstlerbedarfsartikel; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausge-
nommen Apparate); Spielkarten.

25 Bekleidung; Kopfbedeckungen; Schuhwaren*

angemeldeten und am 20. Mé&rz 2003 eingetragenen Gemeinschaftsmarke

Nr. 2276483

und der am 26. August 2004 fur die Dienstleistungen

35 Werbung; Geschaftsfihrung; Unternehmensverwaltung;

Bilroarbeiten;



36  Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschéafte; Immo-

bilienwesen;

41 Erziehung; Ausbildung; Dienstleistungen auf dem Gebiet der

Vergutung; sportliche und kulturelle Aktivitaten

angemeldeten und am 9. Dezember 2005 eingetragenen Gemeinschaftsmarke

Nr. 3999315

hat dagegen Widerspruch erhoben.

Mit Beschluss der Markenstelle fiir Klasse 42 des DPMA vom 22. November 2006
hat die Markenstelle zunéchst durch einen Prifer des gehobenen Dienstes die
teilweise LOschung der angegriffenen Marke wegen der Widerspriiche angeord-
net, ndmlich wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 3999315 hin-
sichtlich der Dienstleistungen , Dateiverwaltung mittels Computer, Prasentation
von Firmen im Internet und anderen Medien, Vermietung von Werbeflachen, auch
im Internet (Bannerexchange), Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontak-
ten, auch Uber das Internet, Werbung im Internet fir Dritte* und wegen des Wider-
spruchs aus der Gemeinschaftsmarke 2276483 hinsichtlich der Dienstleistungen
.Dateiverwaltung mittels Computer, Durchfilhrung von Auktionen und Versteige-
rungen, auch im Internet, Prasentation von Firmen im Internet und anderen Me-
dien, Vermietung von Werbeflachen, auch im Internet (Bannerexchange), Ver-
mittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch tber das Internet, Werbung
im Internet fur Dritte; Nachrichten- und Bildibermittlung mittels Computer, Bereit-
stellen von Internetzugéangen, Bereitstellen von Informationen im Internet, Bereit-
stellung von Plattformen im Internet, Bereitstellung von Portalen im Internet, Be-

trieb von Chatlines, Chatrooms und Foren, E-Mail-Dienste, Weiterleiten von Nach-



richten aller Art an Internetadressen (Webmessaging); Zur-Verfiigung-Stellen von
Webspace (Webhosting), Aktualisieren von Computersoftware, Aktualisieren von
Internetseiten, Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten,
Beratung fur Telekommunikationstechnik, Bereitstellung von Computerprogram-
men in Datennetzen, Betrieb von Suchmaschinen fir das Internet, Computersys-
temdesign, Datensicherung, Datenverwaltung auf Servern, Design von Computer-
software, Design von Homepages und Webseiten, Dienstleistungen einer Daten-
bank, EDV-Beratung, Erstellen von Webseiten, Gestaltung und Unterhalt von
Websites fur Dritte, Hard- und Softwareberatung, Implementierung von EDV-Pro-
grammen in Netzwerken, Installieren von Computerprogrammen, Konfiguration
von Computernetzwerken durch Software, Konvertieren von Computerprogram-
men und Daten (ausgenommen physische Veranderung), Konzeptionierung von
Webseiten, Kopieren von Computerprogrammen, redaktionelle Betreuung von In-
ternetauftritten, technische Beratung, Vermietung und Wartung von Speicherplat-
zen zur Benutzung als Websites fur Dritte (Hosting), Vermietung von Computer-
software, Vermietung von Speicherplatz im Internet, Vermietung von Webservern,
Wartung von Internetzugdngen, Zur-Verfiigung-Stellen von Speicherkapazitaten
zur externen Nutzung (Webhousing), Zurverfigungstellung von Speicherplatzen
im Internet®. Im Ubrigen hat der Erstprifer die Widerspriiche zuriickgewiesen.
Teilweise stiinden sich identische bzw. &hnliche Dienstleistungen gegentber und

die Marken seien klanglich ahnlich.

Gegen diesen Beschluss hat lediglich die Inhaberin der angegriffenen Marke Erin-

nerung eingelegt.

Auf die Erinnerung hin hat die Markenstelle fur Klasse 42 des DPMA mit Be-
schluss vom 11. April 2008 durch eine Priferin des hoheren Dienstes den Erst-
pruferbeschluss teilweise aufgehoben, namlich soweit eine Loschung der ange-
griffenen Marke wegen der Widerspriiche angeordnet worden war und hat die Wi-

derspruche auch insoweit zuriickgewiesen.
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Die Marken seien klanglich nicht &hnlich, da die Zahl ,46" nicht englisch ausge-
sprochen werde. Auch eine begriffliche Verwechslungsgefahr sei zu verneinen, da
die jungere Marke ein fremdsprachiges Zahlwort sei und es sich um eine kom-
plexe Zahl handle. Es kdnne nicht ausgeschlossen werden, dass ein Teil der in-
landischen Verbraucher die jingere Marke als solche, d. h. als Wortmarke auf-

fasse und nicht ohne weiteres mit der Zahl ,46“ in Verbindung bringe.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt und beantragt,

den Beschluss der Markenstelle des DPMA vom 11. April 2008
aufzuheben und die angegriffene Marke im Umfang des Beschlus-

ses des Erstprufers vom 22. November 2006 zu l6schen.

Es bestehe eine begriffliche Verwechslungsgefahr. Bei den angesprochenen Ver-
kehrskreisen handle es sich um Verbraucher, die in der englischen Sprache zu
Hause seien, da es sich bei den einander gegentberstehenden Waren und
Dienstleistungen in weitem Umfang um solche handle, bei denen die englische
Sprache gegeniber der deutschen eine Vorrangstellung einnehme. Insbesondere
auch im Import- und Exportverkehr sei eine Verwechslungsgefahr nicht auszu-
schliel3en, wenn die angebotenen Waren und Dienstleistungen mundlich angebo-
ten oder bestellt wirden. In vielen Unternehmen der IT-Branche seien auch in
Deutschland Angestellte mit englischer Muttersprache tétig, die ,46" im Telefon-

verkehr ohne weiteres mit ,fortysix“ benennten.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie ist der Ansicht, dass die Zeichen nicht verwechselbar seien. Die Wider-

spruchsmarken bestiinden aus Ziffern, wahrend die angegriffene Marke ein aus-

geschriebenes Wort sei. Die von der Beschwerdefihrerin genannten Falle, bei
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denen eine Verwechslungsgefahr zwischen ,Spring Garden“ und ,Frihlingsgarten*®
sowie zwischen ,Botschafter” und ,Ambassadeur‘ angenommen worden sei, seien
mit dem vorliegenden Fall nicht vergleichbar, da dort jeweils zwei Worter sich ge-
genuber gestanden héatten. Die Widerspruchsmarken wirden auch nicht englisch

ausgesprochen.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten, einschlie3lich des Proto-
kolls der mundlichen Verhandlung vom 28. Mai 2009 Bezug genommen.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulassig, hat in der Sache aber nur
teilweise Erfolg. In dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang besteht eine Ver-

wechslungsgefahr gemald 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Gegenstand der Beschwerde der Widersprechenden sind dabei lediglich die
Dienstleistungen der angegriffenen Marke, fur die die Markenstelle fir Klasse 42
des DPMA mit Beschluss vom 11. April 2008 den Erstpruferbeschluss aufgehoben
und eine Verwechslungsgefahr mit den Widerspruchsmarken verneint hat, also
hinsichtlich der Widerspruchsmarke GM 3999315 die Dienstleistungen

.Dateiverwaltung mittels Computer, Prasentation von Firmen im
Internet und anderen Medien, Vermietung von Werbeflachen,
auch im Internet (Bannerexchange), Vermittlung von Handels- und
Wirtschaftskontakten, auch tGber das Internet, Werbung im Internet
fur Dritte”
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und hinsichtlich der Widerspruchsmarke GM 2276483 die Dienstleistungen

.9  Dateiverwaltung mittels Computer, Durchfiihrung von Auktio-
nen und Versteigerungen, auch im Internet, Prasentation von Fir-
men im Internet und anderen Medien, Vermietung von Werbefla-
chen, auch im Internet (Bannerexchange), Vermittlung von Han-
dels- und Wirtschaftskontakten, auch tber das Internet, Werbung

im Internet fUr Dritte;

38 Nachrichten- und Bildubermittlung mittels Computer, Bereit-
stellen von Internetzugéngen, Bereitstellen von Informationen im
Internet, Bereitstellung von Plattformen im Internet, Bereitstellung
von Portalen im Internet, Betrieb von Chatlines, Chatrooms und
Foren, E-Mail-Dienste, Weiterleiten von Nachrichten aller Art an

Internetadressen (Webmessaging);

42  Zur-Verflgung-Stellen von  Webspace (Webhosting),
Aktualisieren von Computersoftware, Aktualisieren von Internet-
seiten, Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internet-
seiten, Beratung fur Telekommunikationstechnik, Bereitstellung
von Computerprogrammen in Datennetzen, Betrieb von Suchma-
schinen fur das Internet, Computersystemdesign, Datensicherung,
Datenverwaltung auf Servern, Design von Computersoftware, De-
sign von Homepages und Webseiten, Dienstleistungen einer Da-
tenbank, EDV-Beratung, Erstellen von Webseiten, Gestaltung und
Unterhalt von Websites fir Dritte, Hard- und Softwareberatung,
Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerken, Installie-
ren von Computerprogrammen, Konfiguration von Computernetz-
werken durch Software, Konvertieren von Computerprogrammen
und Daten (ausgenommen physische Verénderung), Konzeptio-

nierung von Webseiten, Kopieren von Computerprogrammen, re-
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daktionelle Betreuung von Internetauftritten, technische Beratung,
Vermietung und Wartung von Speicherplatzen zur Benutzung als
Websites fur Dritte (Hosting), Vermietung von Computersoftware,
Vermietung von Speicherplatz im Internet, Vermietung von Web-
servern, Wartung von Internetzugédngen, Zur-Verfigung-Stellen
von Speicherkapazitdten zur externen Nutzung (Webhousing),

Zurverfugungstellung von Speicherplatzen im Internet®.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist unter Berlicksichtigung aller Um-
stande des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (EuGH GRUR 2006, 237, 238
- PICASSO; GRUR 1998, 387, 389 f. - Sabél/Puma). Ihre Beurteilung bemisst sich
im Wesentlichen nach dem Zusammenwirken der drei Faktoren Identitat oder
Ahnlichkeit der Waren/Dienstleistungen, Identitat oder Ahnlichkeit der Marken und
Schutzumfang der Widerspruchsmarke. Die einzelnen Faktoren der Verwechs-
lungsgefahr sind zwar flr sich gesehen voneinander unabhangig, im Hinblick auf
den durch sie konstituierten Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr stehen sie
aber in einem Verhaltnis der Wechselwirkung (Hacker in Strébele/Hacker, Mar-
kenG, 9. Aufl., 8 9 Rdn. 32).

1. Hinsichtlich der im Hinblick auf die Widerspruchsmarke GM 3999315
beschwerdegegenstandlichen Dienstleistungen stehen sich teilweise identische

und im Ubrigen stark @hnliche Dienstleistungen gegeniiber.

Die angegriffenen Dienstleistungen ,Dateiverwaltung mittels Computer” der Klas-
se 35 der angegriffenen Marke werden von den Dienstleistungen ,Biroarbeiten”
der Widerspruchsmarke umfasst. Die Dienstleistungen ,Prasentation von Firmen
im Internet und anderen Medien, Werbung im Internet fir Dritte* sind mit der
Dienstleistung ,Werbung“ der Widerspruchsmarke identisch. Die angegriffene
Dienstleistung ,Vermietung von Werbeflachen, auch im Internet (Bannerex-
change)” ist der Dienstleistung ,Werbung“ zumindest sehr &hnlich, da die Anbieter

von Werbedienstleistungen ihren Kunden auch Werbeflachen vermieten oder
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weitervermieten kdnnen. Ebenso sind die Dienstleistungen ,Vermittlung von Han-
dels- und Wirtschaftskontakten, auch tber das Internet* der Dienstleistung ,Wer-
bung” ahnlich, da die Dienstleistungen das gleiche Ziel haben kdnnen, denn auch
Werbung dient dazu, dass Handels- und Wirtschaftskontakte geknipft werden
sollen. Ebenso kdnnen die verwendeten Mittel dieser Dienstleistungen identisch
und die Dienstleistungen koordiniert sein, da einerseits die Werbung dazu dienen
kann, Handels- und Wirtschaftskontakte zu vermitteln und andererseits auch die
Vermittlung solcher Kontakte dazu dienen kann, dass Werbung effizienter und

zielgerichteter eingesetzt werden kann.

In Bezug auf die Dienstleistungen ,Werbung“ und ,Biroarbeiten“ kommt der Wi-
derspruchsmarke noch eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Eine be-
schreibende Bedeutung oder ein beschreibender Anklang der Zahl ,46" ist im Zu-
sammenhang mit diesen Dienstleistungen nicht zu erkennen. Es handelt sich auch
nicht um eine Grundzahl, bei der die Unterscheidungskraft eher zweifelhaft sein
durfte (vgl. Strobele in Strobele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl. 8 8 Rdn. 136). Auch
erscheint eine Verbindung zu einer Preis-, Mal3- oder Mengenangabe oder ande-
ren beschreibenden Angabe bzw. ein Verstandnis als rein werbeméaRige Anprei-
sung bei der Widerspruchsmarke fernliegend, so dass kein Anlass besteht, anzu-
nehmen, der Schutzumfang der Widerspruchsmarke sei im Wesentlichen nur auf

den ldentitdtsbereich beschrankt.

Ausgehend von noch durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke (GM 3999315) und einer zumindest durchschnittlichen Ahnlichkeit der sich
insoweit gegenilberstehenden Dienstleistungen, besteht eine Verwechslungsge-
fahr.

Die Marken sind begrifflich &hnlich, denn die Zahl ,46“ und das Zahlwort ,fortysix“
sagen das Gleiche aus, namlich einen bestimmten Zahlenwert. Auch wenn sich
hier auf Seiten der angegriffenen Marke nicht das deutsche Zahlwort, sondern das

(leicht falsch geschriebene) englischsprachige Zahlwort fur ,46" und auf Seiten der



-15 -

Widerspruchsmarke die leicht graphisch gestaltete Zahl ,46" gegenuberstehen,
werden beachtliche inlandische Verkehrskreise die Zeichen in ihrem Sinngehalt
gleichsetzen. Einfache englischsprachige Waorter werden auch im Inland von den
angesprochenen Verkehrskreisen, hier insbesondere Firmen, ohne weiteres ver-
standen. Insbesondere das englische Zahlwort ,fortysix* ist den beteiligten Ver-
kehrskreisen regelmafiig bereits aus dem Schulunterricht geléaufig. Auch wenn die
korrekte Schreibweise des englischsprachigen Zahlwortes fur ,46“ fortysix“ ist,
werden beachtliche Verkehrskreise die Schreibweise ,Fourtysix* als Zahlwort fur
,46“ verstehen, da das englische Wort fur ,4“ wie ,four® geschrieben wird. Soweit
dem Verkehr Gberhaupt die falsche Schreibweise auffallt, wird er ihr in begrifflicher
Hinsicht keine Bedeutung beimessen. Die graphische Ausgestaltung der Wider-
spruchsmarke, die sich in einer leicht leuchtschriftartigen Wiedergabe der Zahl
erschopft, ist minimal und fuhrt nicht vom identischen Begriffsgehalt weg. Soweit
der Inhaber der angegriffenen Marke darauf abstellt, dass sich bei den Entschei-
dungen, bei denen eine Verwechslungsgefahr in begrifflicher Hinsicht angenom-
men wurde, obwohl die Zeichen unterschiedlichen Sprachen entstammten (BPatG
Mitt. 1967, 233 Botschafter/AMBASSADEUR; Mitt. 1986, 76 Spring Garden/Frih-
lingsgarten), sich jeweils Woérter gegeniber standen, rechtfertigt dies nicht, eine
begriffliche Ahnlichkeit nur deshalb zu verneinen, weil vorliegend eine Zahl und ein
fremdsprachiges Zahlwort gegentberstehen. Zwar mag bei dem Vergleich einer
Bildmarke mit einer Wortmarke eine begriffliche Verwechslungsgefahr nur dann in
Betracht kommen, wenn das Wort die naheliegende, ungezwungene und
erschopfende Benennung des konkreten Bildes darstellt (Hacker in Stro-
bele/Hacker MarkenG 9. Aufl. 8 9 Rdn. 225), was bei fremdsprachigen Wortern in
der Regel nicht anzunehmen ist (Hacker in Strobele/Hacker MarkenG 9. Aufl. 8§ 9
Rdn. 226). Vorliegend ist jedoch zu bericksichtigen, dass bei der Wiedergabe der
Zahl ,46" in Ziffern sich die englische von der deutschen Sprache nicht unter-
scheidet. Es handelt sich um eine relativ leicht erfassbare Zahl, bei der die ange-
sprochenen Verkehrskreise in der Regel keine Schwierigkeiten haben, ohne grol3e

Ubersetzungsarbeit das Zahlwort ,Fo(u)rtysix* im Sinne von ,46“ zu verstehen.



-16 -

2. Hinsichtlich der Widerspruchsmarke GM 2276483 besteht ebenfalls eine Ver-

wechslungsgefahr in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist, soweit sie sich gegen die Zuriickwei-
sung des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 2276483 hinsichtlich der
Dienstleistungen ,Dateiverwaltung mittels Computer, Prasentation von Firmen im
Internet und anderen Medien, Vermietung von Werbeflachen, auch im Internet
(Bannerexchange), Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch tber
das Internet, Werbung im Internet fur Dritte* richtet, derzeit gegenstandslos, da
hinsichtlich dieser Dienstleistungen die angegriffene Marke bereits aufgrund des
insoweit erfolgreichen Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 3999315 zu
|6schen ist.

Im Ubrigen hat die Beschwerde der Widersprechenden nur teilweise Erfolg.

Es stehen sich zumindest teilweise ahnliche Waren und Dienstleistungen gegen-

Uber.

Bei der Beurteilung der Ahnlichkeit der beiderseitigen Waren/Dienstleistungen sind
alle erheblichen Faktoren zu berucksichtigen, die das Verhltnis zwischen den
Waren und Dienstleistungen kennzeichnen; hierzu gehdren insbesondere ihre Be-
schaffenheit, ihre regelmallige betriebliche Herkunft, ihre regelméRige Vertriebs-
oder Erbringungsart, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung, ihre wirtschaftliche
Bedeutung und ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder sich ergén-
zende Produkte und Leistungen (zur Definition der Ahnlichkeit von Wa-
ren/Dienstleistungen vgl. Strobele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl. 8 9 Rdn. 49).
Insbesondere kommt es darauf an, ob der Verkehr (bei gleicher Kennzeichnung)
erwartet, dass die beiderseitigen Waren/Dienstleistungen unter der Kontrolle des-
selben Unternehmens hergestellt oder vertrieben bzw. erbracht werden, welches
fur ihre Qualitat verantwortlich ist.
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Die Dienstleistungen der Klasse 38 ,Nachrichten- und Bildibermittlung mittels
Computer, Bereitstellen von Internetzugangen, Bereitstellen von Informationen im
Internet, Bereitstellung von Plattformen im Internet, Bereitstellung von Portalen im
Internet, Betrieb von Chatlines, Chatrooms und Foren, E-Mail-Dienste, Weiterlei-
ten von Nachrichten aller Art an Internetadressen (Webmessaging) betreffen
Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikation, bei welcher der Verkehr
daran gewohnt ist, dass Hersteller und Handler von Hard- und Software haufig
auch die entsprechenden Dienstleistungen erbringen (vgl. BPatG GRUR 2001,
518 - d3.net). Zwar besteht generell zwischen der Erbringung einer unkérperlichen
Dienstleistung und der Herstellung bzw. dem Vertrieb einer korperlichen Ware ein
grundlegender Unterschied. Gleichwohl kann Ahnlichkeit zwischen ihnen anzu-
nehmen sein. So liegen Telekommunikationsdienstleistungen in Klasse 38 ge-
nerell auch im Ahnlichkeitsbereich zu Datenverarbeitungsgeraten (BPatG
29 W (pat) 138/97 - NETIine). Auch kénnen z. B. Mobiltelefone vertragsgebunden
angeboten werden, so dass der Verkehr davon ausgeht, dass Waren im Bereich
der Telekommunikation und Telekommunikationsdienstleistungen unter der Kon-
trolle eines Unternehmens angeboten werden, wenn sie identisch gekennzeichnet
sind. Die ,Datenverarbeitungsgerate, Computerhardware und -software* der Wi-
derspruchsmarke kdnnen mit einem speziellen Zugang zum Internet ausgestattet
sein, so dass davon auszugehen ist, dass auch die speziellen Telekommunika-
tionsdienstleistungen der angegriffenen Marke zu den Datenverarbeitungsgeréaten
der Widerspruchsmarke ahnlich sind. Hinzukommt, dass die Widersprechende
speziell auch ,Geréte zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Bild,
Ton und Daten® im Warenverzeichnis enthalt, welche auch der Telekommunikation

dienen kdnnen.

Die Dienstleistungen ,Aktualisieren von Computersoftware, Bereitstellung von
Computerprogrammen in Datennetzen, Betrieb von Suchmaschinen fur das Inter-
net, Datensicherung, Datenverwaltung auf Servern, Design von Computersoft-
ware, Dienstleistungen einer Datenbank, Implementierung von EDV-Programmen

in Netzwerken, Installieren von Computerprogrammen, Konfiguration von Com-
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puternetzwerken durch Software, Konvertieren von Computerprogrammen und
Daten (ausgenommen physische Veranderung), Kopieren von Computerpro-
grammen” sind mit den Waren Computersoftware der Widerspruchsmarke ahnlich,
da diese Dienstleistungen in der Form einer Zurverfugungstellung von Software
erbracht werden kénnen und sich dabei die Software nicht lediglich als ein Mittel
zur Erbringung der Dienstleistung darstellt, was zur Bejahung einer Ahnlichkeit
noch nicht ohne weiteres ausreicht (BGH GRUR 2004, 241 - GeDIOS), sondern
sich die Dienstleistungen unmittelbar auf die Software der Widersprechenden be-

ziehen konnen.

Auch die Dienstleistungen ,Beratung fur Telekommunikationstechnik, Computer-
systemdesign, EDV-Beratung, Hard- und Softwareberatung, technische Beratung*
sind mit den Waren ,Computerhardware und -software” der Widerspruchsmarke
ahnlich, da diese Produkte aufeinander bezogen sein kdnnen und als sich ergan-

zend von demselben Unternehmen angeboten werden kdnnen.

Die Dienstleistung ,Vermietung von Computersoftware” ist ebenfalls den Waren
~computersoftware* der Widerspruchsmarke ahnlich, da der gleiche Betrieb je
nach Vertragsgestaltung eine Software zum Verkauf oder zur Miete anbieten

kann.

Die Dienstleistungen ,Aktualisieren von Internetseiten, Beratung bei der Gestal-
tung von Homepages und Internetseiten, Design von Homepages und Webseiten,
Erstellen von Webseiten, Gestaltung und Unterhalt von Websites fir Dritte, Kon-
zeptionierung von Webseiten, redaktionelle Betreuung von Internetauftritten* wei-
sen zu ,Computersoftware” einen noch so engen Bezug auf, dass von einer Wa-
ren- und Dienstleistungsahnlichkeit auszugehen ist. Diese Dienstleistungen kon-
nen sich unmittelbar auf eine Software beziehen. Entsprechendes gilt fir die
Dienstleistungen ,Nachforschungen, Recherchen in Datenbanken und im Internet
fur Dritte”, die sowohl mittels einer als auch in Bezug auf eine Software erbracht

werden konnen.
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Hinsichtlich der Waren der Widerspruchsmarke GM 2276483 ist von einer noch
durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Es
kann nicht festgestellt werden, dass die Zahl ,46“, bei der es sich auch nicht um
eine einstellige Grundzahl handelt, hinsichtlich der oben genannten Waren ,Ge-
rate zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Bild, Ton und Daten;
Datenverarbeitungsgerate; Computerhardware und -software” eine beschreibende
Bedeutung besitzt oder die Zahl als Sachhinweis oder Anpreisung verstanden

wird.

Soweit eine Ahnlichkeit der Dienstleistungen der angegriffenen Marke zu den Wa-
ren der Widerspruchsmarke festgestellt werden konnte, ist mit einer Verwechs-
lungsgefahr zu rechnen. Wie bereits oben bei der gleichlautenden Widerspruchs-
marke GM 3999315 ausgefuhrt wurde, ist die angegriffene Marke ,FOURTYSIX"
und die in nur leicht gestalteten Ziffern wiedergegebene Zahl ,46" fir maf3gebliche
Verkehrskreise begrifflich identisch. Es ist damit zu rechnen, dass der Verkehr die
Zeichen dem gleichen oder zumindest einem wirtschaftlich verbundenen Unter-
nehmen zuordnet. Auch wenn im Schriftbild zwischen einer Zahl und einem Zahl-
wort und im Klangbild (bei deutscher Aussprache der Widerspruchsmarken) deut-
liche Unterschiede vorhanden sind, sind diese nicht geeignet, die begriffliche
Identitat der Marken zu ,neutralisieren, da malf3gebliche Verkehrskreise die Wie-
dergabe in Ziffern nur als eine andere Darstellung des Zahlworts auffassen wird.
Es kann insoweit dahingestellt bleiben, ob der Gedanke der ,Neutralisierung” einer
Art der Verwechslungsgefahr durch Unterschiede in anderer Hinsicht ohnehin in
der Regel auf den Fall beschrankt ist, dass eine klangliche oder bildliche Ver-
wechslungsgefahr durch einen eindeutigen, sofort erfassbaren unterschiedlichen
Sinngehalt ausgeraumt werden kann (vgl. auch zu dieser Problematik Hacker in
Strobele/Hacker, MarkenG 9. Aufl. 8 9 Rdn. 183 bis Rdn. 186).

Hinsichtlich der weiteren beschwerdegegenstandlichen Dienstleistungen der an-
gegriffenen Marke besteht dagegen keine Ahnlichkeit zu den Waren der Wider-

spruchsmarke. Die Dienstleistungen ,Zur-Verfigung-Stellen von Webspace (Web-



-20 -

hosting), Vermietung und Wartung von Speicherplatzen zur Benutzung als Web-
sites fur Dritte (Hosting), Vermietung von Speicherplatz im Internet, Vermietung
von Webservern, Wartung von Internetzugéngen, Zur-Verfugung-Stellen von
Speicherkapazitaten zur externen Nutzung (Webhousing), Zurverfugungstellung
von Speicherplatzen im Internet” mégen es zwar zu ihrer Erbringung erforderlich
machen, dass dabei eine Software zum Einsatz kommt, jedoch genugt dies allein
noch nicht, um eine Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen anzunehmen (vgl.
BGH MarkenR 2004, 172 - GeDIOS). Entsprechendes gilt auch fur die Dienstleis-
tungen ,Durchfihrung von Auktionen und Versteigerungen, auch im Internet",
auch wenn theoretisch in der Versteigerung eine Software angeboten werden

konnte. Insoweit ist die Beschwerde der Widersprechenden zurtickzuweisen.

Die Beschwerde der Widersprechenden hat daher nur in dem aus dem Tenor er-

sichtlichen Umfang Erfolg.

Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgrtiinden bot der Streitfall keinen Anlass,

§ 71 Abs 1 MarkenG.

Bayer Merzbach Kober-Dehm
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